Sygn. akt XXIl GWzt 21/20

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 pazdziernika 2020 r.
Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat Wtasnosci Intelektualnej

w skfadzie nastepujgcym:
Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
Protokolant Amanda Nowek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 wrzesnia 2020 r. w Warszawie

sprawy z powoddztwa P. S.A. z siedzibg w Warszawie

przeciwko P. spélce z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedziba w Warszawie

0 ochrone praw do znakow towarowych

1. zakazuje P. spétce z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie naruszen praw do:
unijnego stownego znaku towarowego CHOPIN zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.

Wiasnoéci Intelektualnej pod numerem 015686694 i unijnego stowno-graficznego znaku towarowego

—~

zarejestrowanego pod numerem 010329209 oraz stowno-graficznego znaku towarowego

zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem



217038 polegajagcych na uzywaniu oznaczenia z elementem ,Chopin” w odniesieniu do wina, w tym w
szczegdblnosci importu, reklamowania, oferowania, sprzedazy oraz dystrybucji win z oznaczeniem
zawierajgcym element stowny ,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke, za pomocag

ktérych oznaczenie to jest przedstawione;

2. nakazuje pozwanej usuniecie oznaczen z elementem stownym ,Chopin” z win stanowigcych
witasnos¢ pozwanej oraz z materiatdw reklamowych odnoszgcych sie do wina, w szczegdlnosci z
etykiet win oraz materiatéw reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem stownym ,,Chopin”
zajetych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wydanego 23 kwietnia 2020 r. w
sprawie sygn. akt XXII GWo 20/20 przez Sgd Okregowy w Warszawie Sgd Unijnych Znakoéw

Towarowych i Wzoréw Wspdlnotowych;
3. oddala powddztwo w pozostatej czesci;

4. znosi pomiedzy stronami koszty postepowania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 23 kwietnia 2020 r. w sprawie sygn. akt XXl GWo 20/20 Sad
Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspdlnotowych udzielit P.  S.A z siedzibg w Warszawie
zabezpieczenia roszczen wzgledem P. spdotki z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w

Warszawie:

1. o zaniechanie naruszen praw do znakéw towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod
numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038
(tacznie ,Znaki Chopin”) polegajgcych na uzywaniu oznaczenia z elementem ,,Chopin” w odniesieniu
do wina, w tym w szczegodlnosci na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedazy oraz dystrybucji
win zawierajgcych to oznaczenie, a takze postugiwaniu sie etykietami win zawierajgcymi to
oznaczenie, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke, za pomocg ktérych oznaczenie to jest
przedstawione,

2. 0 zniszczenie stanowigcych wlasnos¢ obowigzanej bezprawnie wytworzonych etykiet zawierajgcych

oznaczenie z elementem ,,Chopin”,

poprzez

a. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, uzywania w odniesieniu do wina oznaczenia z
elementem ,,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke za pomocg ktérych oznaczenie to
jest przedstawione, w szczegodlnosci: importu, reklamowania, oferowania, sprzedazy oraz dystrybuciji
win zawierajgcych to oznaczenie, a takze postugiwania sie etykietami win zawierajgcymi to
oznaczenie na terytorium catej Unii Europejskiej,

b. zajecie, na czas trwania procesu, bedgcych wiasnoscig obowigzanej win, etykiet win oraz
materiatdw reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem ,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj

czcionki i kolorystyke, za pomocg ktoérych jest ono przedstawione.



Zazalenie uprawnionej na czesciowe oddalenie wniosku zostato oddalone przez Sad
Okregowy w Warszawie postanowieniem wydanym 25 czerwca 2020 r. w sprawie sygn. akt XXIl GWz
15/20.

20 maja 2020 r. (k.285) P. S.A. z siedzibg w Warszawie wystgpita z pozwem zgdajac:

1. nakazania P. spoice z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie zaniechania
naruszen i zakazania jej dokonywania naruszen praw do znakéw towarowych Unii Euro-pejskiej
zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku
towarowego nr R.217038 (fgcznie ,Znaki Chopin”), polegajacych na uzywaniu oznaczenia z elemen-
tem ,Chopin” w odniesieniu do produktu wino, w tym w szczegdlnosci na imporcie, reklamowaniu,
oferowaniu, sprzedazy oraz dystrybucji win zawierajgcych to oznaczenie, a takze postugiwaniu sie
etykietami win zawierajgcymi to oznaczenie, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke, za pomocag

ktérych oznaczenie to jest przedstawione;

2. nakazania pozwanej zniszczenia stanowigcych jej wtasnos¢: (a) bezprawnie wytworzonych etykiet
zawierajgcych oznaczenie z elementem ,Chopin”, (b) towaréw (win) zawierajgcych oznaczenia z ele-
mentem ,Chopin”, ewentualnie nakazanie usunigcia oznaczen z elementem ,,Chopin” z win stanowig-
cych wlasno$¢ pozwanej oraz (c) materiatéw reklamowych odnoszgcych sie do wina opatrzonego
oznaczeniem z elementem ,Chopin”; w kazdym przypadku na koszt i ryzyko spdtkki P. - w
szczegolnosci wydania orzeczenia o zniszczeniu w odniesieniu do bedacych wiasnoscig pozwanej
etykiet win oraz materiatébw reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem ,,Chopin”, zajetych
na podstawie postanowienia z dnia 23 kwietnia 2020 r. o udzieleniu zabezpieczenia, wydanego w
sprawie o sygn. XXl GWo 20/20 przez Sgd Okregowy w Warszawie Wydziat XXIl — Sad Unijnych
Znakoéw Towarowych i Wzoréw Wspolnotowych, przy czym co do etykiet, w szczegdlnosci po ich

odfgczeniu od butelek, ktére zostaty zajete na podstawie powyzszego postanowienia;

3. nakazania pozwanej wycofania z obrotu bezprawnie wytworzonych towaréw (win) i etykiet,

zawierajgcych oznaczenie z elementem ,,Chopin”, na koszt i ryzyko pozwanej;

4. zasgdzenia podania do publicznej wiadomosci sentencji orzeczenia albo informacji o orzeczeniu
stwierdzajgcej naruszenie w niniejszej sprawie praw do znakéw towarowych CHOPIN nalezgcych do
powodki przez spotke P. poprzez zobowigzanie pozwanej do opublikowania sentencji orzeczenia albo
informacji o orzeczeniu o tresci: ,Spotka P. sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, przy ul. (...),(...)
Warszawa, nr KRS (...) , w zwigzku z naruszeniami znakéw towarowych CHOPIN zarejestrowanych
pod numerami EUTM-015686694 i EUTM-010329209 oraz R.217038 nalezacych do spdtki P. S.A.,
wyrokiem sgdu zostata zobowigzana do zaniechania importu, reklamowania, oferowania, sprzedazy,
oraz dystrybucji wina zawierajgcego oznaczenie ,,Chopin” i postugiwania sie etykietami z oznaczeniem
»,Chopin” a takze do wycofania z obrotu tak oznaczonych egzemplarzy i etykiet lub ich zniszczenia,
jezeli sg jej wtasnosciag.”, wzglednie informaciji innej tresci, ktérg sad uzna za odpowiedniag,

w kazdym przypadku w sposdb nastepujacy:

a. na stronie gtéwnej witryny internetowej otwierajgcej sie po wpisaniu adresu www. (...).pl przy czym
taka sentencja lub informacja powinna spetniaé nastepujgce cechy: (i) by¢é uwidoczniona na biatym,
prostokatnym zajmujgcym co najmniej Y4 powierzchni ekranu polu, (ii) by¢ napisana czarng, czytelna,

widoczng i jednolitg czcionka, (iii) wypetniaé biate, prostokatne pole, o ktérym mowa w pkt (i) powyze;j



w catosci, przy zachowaniu standardowych margineséw i odstepéw miedzy wierszami i literami, (iv)
by¢ widoczna bez przewijania strony, (v) by¢ zamieszczona bez przerw i zaktécen przez okres co
najmniej 30 dni, oraz

b. w czasopismach ,(...)" (cze$¢ (...)) i ,(...)” (wydanie ogolnopolskie, na stronie poswieconej
gospodarce) w formacie co najmniej V4 strony, rozmiar czcionki 20 pt. w 3 kolejnych wydaniach,

oraz upowaznienia powodki do opublikowania sentencji orzeczenia lub informacji w czasopismach
wskazanych w pkt. 4.b na koszt pozwanej w przypadku, gdyby pozwana nie opublikowata go w

terminie wskazanym przez sad;
5. zasgdzenia kosztéw postepowania, w tym postepowania zabezpieczajgcego.

P. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie wniosta o oddalenie
powodztwa i zasgdzenie na jej rzecz zwrotu kosztow procesu. Zarzucita, ze wystgpienie na droge
sgdowg byto nieusprawiedliwione w sytuacji, gdy zadeklarowata ona zaniechanie uzywania oznaczen
z elementem stownym ,CHOPIN” i zawiadomita powddke o podjetych dziataniach. Jakkolwiek
zaprzeczyta naruszeniu praw wytgcznych P. S.A., to zapewnita o zaniechaniu uzywania spornych
oznaczen i o brak zamiaru wykorzystywania ich w przysztosci. Wyjasnita, ze wino w butelkach z
oznaczeniami zawierajgcymi element ,CHOPIN” wycofano z rynku juz w lutym 2020 r., a butelki

znajdujgce sie w magazynach i przeznaczone do sprzedazy zostaty zutylizowane. (k.296-441)

Powddka przekonywata, ze istnieje realna grozba naruszenia w przysztosci jej praw, poniewaz

oferowanie i wprowadzanie do obrotu wina z kolizyjnymi oznaczeniami zalezy wytgcznie od pozwane;j.

Sad ustalit:

P. S.A. z siedzibg w Warszawie jest producentem i dystrybutorem napojéw bezalkoholowych i
alkoholowych, w tym: waédki, nalewek oraz likieréow. (dowdd: odpis z KRS k.30-34, wydruk ze strony

internetowej k.50) Spotce przystugujg prawa do:

- unijnego stownego znaku towarowego CHOPIN zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Witasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 015686694 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towardw z klasy

33. klasyfikaciji nicejskiej (napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa)

- unijnego stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr
010329209 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towaréw z klasy 33. (wodka)



N

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr 217038 w dniu 17 czerwca 2009 r. dla towaréw z klasy 33. (wodka, napoje alkoholowe z

wyjatkiem piwa). (dowdd: swiadectwa rejestracji i ochronne k.37-47)

Najbardziej znanym produktem uprawnionej jest wodka ,Chopin”, ktéra przez lata obecnosci
na rynku, wskutek wysokich naktadéw, dziatah marketingowych i promocyjnych stata sie wizytéwka P.
S.A. Alkohol produkowany pod markg CHOPIN jest wysokiej jakosci. Jego produkcja odbywa sie w
matych seriach, a uprawniona kontroluje caty proces, wigczajgc w to zakup surowcow. Waédka ma
wyjgtkowy smak, ktéry uzyskuje sie dzieki recepturze i doskonatej jakosci sktadnikéw. (dowod: wydruki

ze stron internetowych k.49-52)

Wédka, od wielu lat sprzedawana w kilkudziesieciu krajach na catym Swiecie, jest jednym z
bestselleréw wsréd polskich wodek premium. Zostata poddana ocenie w wielu miedzynarodowych
rankingach zdobywajgc na catym swiecie w ciggu ostatnich dziesieciu lat ponad 30 réznych nagrod i
wyréznien. Jest szeroko reklamowana w prasie i w réznych magazynach. Byta promowana podczas
wydarzen filmowych i muzycznych, z udziatem gwiazd filmu. Byta réwniez kreatywnie promowana w
Internecie, na ekskluzywnych stoiskach na lotniskach oraz w trakcie szeregu wydarzen i targow.
Producent wodki CHOPIN fundowat wsparcie dla mtodych artystéw (...) w ramach konkursu (...) i
wspdtorganizujgc konferencje (...). (dowod: zestawienie, nagrody, materiaty informacyjne i reklamowe
k.140-199) Spotka zaprojektowata szereg okazjonalnych butelek, szklanek i opakowan, ktore

przyciagaty uwage konsumentéw. (dowdd: projekt opakowan k.201-215)

Znak towarowy CHOPIN jest uzywany przez uprawniong od 1993 r. O jego renomie Swiadczy
to, ze tak oznaczony alkohol byt dystrybuowany w latach 2006-2010 przez (...), najwiekszego na
Swiecie dystrybutora dobr luksusowych. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.140-199)
Znajomo$¢ marki CHOPIN deklaruje az 69% ogo6tu badanych, przy czym az 80% podstawowego
kregu odbiorcow, czyli regularnych konsumentéw wodek. 29% badanych ustyszato o tej marce wodki
po raz pierwszy wiecej niz 10 lat temu, a 45 % zna marke od 3 do 10 lat. Marka CHOPIN byta
najczesciej wskazywana (znajomosc¢ spontaniczna) polskg markg premium z kategorii alkohole (32%
respondentdéw, przed wodkami B., W., Z., S.). (dowod: badanie (...) ze stycznia 2016 r. k.54-69,
badanie (...) z 2015 r. k.71-138)

P. spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie jest importerem i
dystrybutorem win gronowych pochodzgcych m.in. z B. . W 2019 r. nastgpita zmiana udziatowcow
oraz w zarzgdzie spoikki, ktora zyskata nowego inwestora. Jej zwigzki gospodarcze z winnicg (...). , z
ktérych wynikata dystrybucja wina ,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata” ulegty zerwaniu. (dowdd:
odpis z KRS k.325-331, zeznania przedstawiciela spotki P.1. k.569)



Od 2016 roku w sieciach handlowych AUCHAN | E. LECLERC (stacjonarnych i internetowych)
byly oferowane i wprowadzane do obrotu wina ,,Chopin Nocturne z winnicy (...)”. Byto ono dostepne w
sklepach do potowy 2020 r. (dowdd: fotografie k.219-229, 242-244, 246-253, 277-281, 476-484,
faktury z 16.01.2020 r. k.230, z 9.06.2020 k.486, wydruki ze stron internetowych sieci handlowych
k.254-258)

Po otrzymaniu przedsgdowego wezwania do zaniechania naruszen datowanego na 5 lutego
2020 r. w pismie z dnia 19 lutego 2020 r. pozwana wyjasnita, ze wina z oznaczeniem zawierajgcym
element stowny ,,Chopin” sprzedawane byty przez 5 lat, a obecnie za$ nie sg juz oferowane. tacznie
sprzedano niespetna 3.000 butelek. Zadeklarowata niewprowadzanie ich do obrotu w przysziosci ze
wzgledu na ich znikoma istotnos¢ gospodarczg, bez wzgledu na to, czy ma miejsce naruszenie praw
do znakéw towarowych. (dowdd: korespondencja k.237-245) Ponowne wezwanie przedsgdowe,
datowane na 6 marca 2020 r. wynikato ze stwierdzenia, ze wina ze spornym oznaczeniem nadal sg w
sprzedazy. 16 marca 2020 r. pozwana po raz wtéry zadeklarowata nie-uzywanie oznaczenia ,Chopin”
w przysztosci i wycofanie z rynku towaréw ze spornymi oznaczeniami. Nie zgodzita sie¢ jednak na

zaptate zadanych kosztéw w wysokosci 30.000 zt. (dowdd: korespondencja k.260-263)

W kwietniu 2020 r. na stronie internetowej pozwanej dostepny byt nadal archiwalny katalog
Katarzyna, w ktérym reklamowano m.in. wina z winnicy Katarzyna ,Chopin Nocturne”, ,Chopin
Ballade” i ,Chopin Sonata”. (dowdd: katalog k.217, 231-235, protokdt otwarcia strony internetowej
k.265-276)

5 czerwca 2020 r. wykonujgc udzielone powddce zabezpieczenie komornik sadowy przy
Sadzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonat zajecia: 8 petnych butelek wina Katarzyna
,Chopin Sonata” i jednej butelki pustej, 2 petnych butelek wina Katarzyna ,,Chopin Nocturne” i jednej
butelki pustej. 123 sztuk katalogu (...) oraz jednego okazjonalnego opakowania wina z oznaczeniem
»,Chopin”. (dowdd: protokoty k.336-339) Katalog pochodzit z okresu rozpoczecia dystrybucji wina
Katarzyna ,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata” i nie byt uzywany co najmniej od 2019 r. (dowdd:
zeznania $wiadka M.Z. k.578, katalog k.365-380)

Tego samego dnia pozwana zawiadomita przedstawiciela sieci handlowe;j (...) o wycofaniu ze
sprzedazy (zablokowaniu) ,na state” wina Katarzyna ,,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata”. Zwrdcita
sie do (...) o umozliwienie jej wycofania z rynku niesprzedanych butelek tego wina. Wymagato to
ustalenia, w ktérym ze sklepdéw sie znajdujg i ich odbioru. (dowdd: korespondencja e-mail k.340-347)
Dziatania byty opdznione ze wzgledu na stan pandemii. (dowéd: zeznania $wiadkéw P.P. k.569 i M.Z.
k.578, zeznania P. . k.569)

W okresie od 2016 r. do 2020 r. pozwana nabyta tgcznie 3.212 butelek wina Katarzyna
,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata”. Sprzedata — gtéwnie do sieci handlowej (...),(...) i (...) - 2.948
butelek, na reprezentacje wydata 141 butelek. W dniu 5 maja 2020 r. i zniszczyta 123 butelki. (dowdd:
zeznania $Swiadka P.P. k.569, oswiadczenia k.354-363, 381, protokdt likwidacji k.364, zestawienie
oferty sprzedazy na dzien 27.05.2020 r. k.382-387)

5 czerwca 2019 r. P.l. zadecydowat o usunieciu ze strony internetowej pozwanej informacji o
winach Katarzyna ,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata” oraz ich fotografii, co uczyniono tego samego

dnia. (dowdd: zeznania przedstawiciela pozwanej k.569, oswiadczenie k.388



Sad zwazyt:

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznosé uzywania znaku towarowego w sposob zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz skfadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze $wiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)

Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytacznego i niezaktéco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,

uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towaréw;

2. lub podobnego do znaku towarowego, na ktoéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarow identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, kitdre obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towaréw,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zada¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia rowniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogoélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiada-
jacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bylyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art.
286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na wniosek

uprawnionego, 0 bedgcych wtasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych

wytworach oraz srodkach i materiatach, ktére zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,

ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa



unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie maja jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towaréw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktore sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w biad,
ktére obejmuje prawdopodobiehAstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opierac¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy porownywaé catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. Dwa znaki towarowe sg do
siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M.
Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie o
podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw
i ich catosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowa-nego, dostatecznie uwaznego i
rozsadnego przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z
8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.SA)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzace miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdinie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposOb uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspoétzaleznos¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegdlnosci podobienstwem znakéw oraz podobienistwem towardw/ustug,
ktérych one dotyczg, przy czym niski stopien podobienstwa towaréw i ustug moze byé¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 |. z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobiefistwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czesé wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru

pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego



samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznaé¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
Z 4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W. , z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.
) Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P. oraz wyroki Sadu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G. i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07
L.)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsgdnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R. ) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwos¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania réznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. iz 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajacym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcéw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z okreslo-
nego przedsigbiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub stowarzyszen
zawodowych. (tak wyrok Sgdu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V..) Ciezar udowodnie-nia sity znaku

towarowego i jego odrdzniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6 k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegélnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub swiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;
e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.



Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sgd
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do

przepiséw art. 296 ust. 1, art. 286 i art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust. 1* p.wW.p.

Wylgcznosé P. S.A. uzywania na terytorium Unii Europejskiej znakéw towarowych: stownego

CHOPIN nr 015686694 i stowno-graficznego nr 010329209 oraz na terytorium Polski znaku

2

stowno-graficznego nr 217038 dla towaréow w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej wynika ze
Swiadectw rejestracji i wydrukdw z baz urzeddéw rejestracyjnych. Znaki te sg bardzo dobrze znane i

rozpoznawalne w relatywnym kregu konsumentow.

Dla towaréw wysoce podobnych (wina), nalezgcych do tej samej 33. klasy klasyfikacji
nicejskiej, stuzacych zaspakajaniu takich samych potrzeb, towaréw dystrybuowanych w tozsamych
sieciach handlowych, spétka P. uzywata w latach 2016-2020 oznaczen z identycznym elementem
odrézniajgcym (stowo CHOPIN) w bardzo podobnym wizualnie oznaczeniu stowno-graficznym

(identycznym koncepcyjnie /autograf kompozytora/ i fonetycznie):

TARZYN!/

f
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Sad podziela argumentacje powddki przekonujacej o istnieniu w tym przypadku wysokiego

o ;7M?/,f,/. s

ryzyka konfuzji konsumenckiej wynikajgcego ze skojarzenia oznaczen wina pozwanej ze znakami
towarowymi CHOPIN. Potencjalni nabywcy mogli btednie uznaé, ze wina (...) Chopin Noc-turne i
Sonata pochodzg od uprawnionej do znakow towarowych CHOPIN lub podmiotu powigzanego z nig

gospodarczo. Przemawiata za tym takze relatywnie stosunkowo wysoka cena wina.
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W ocenie Sgdu spotka P. dopuszczata sie naruszenia praw do znakéw towarowych w sposob
zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p, P. S.A. przystugujg zatem
roszczenia okreslone w art. 9 ust. 3 b. i c. rozporzadzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p.
Korzystanie przez pozwang w dziatalnosci handlowej, w zwigzku z oferowaniem i wprowadzaniem do
obrotu win oznaczonych (...) Chopin Nocturne i Katarzyna Chopin Sonata zakiocato wykonywanie
przez znaki towarowe powddki przynaleznych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowe;j i
jakosciowej. Mogto takze dziataé na szkode charakteru odrézniajgcego tych znakéw prowadzac do ich

degeneraciji.

Na uwzglednienie nie zastugiwaty zarzuty pozwanej powotujgcej sie na uzywanie na rynku
unijnym przez inne niz powddka podmioty oznaczenia ,Chopin”. Z zaoferowanego materiatu
dowodowego wynika jednoznacznie, ze uzywanie dotyczy szampana i win produkowanych we F. w
winnicach (...) stanowigcych wtasno$¢ (...). (k.400-420) Uzywanie natomiast nazwiska Chopin w
powigzaniu z osobg stynnego kompozytora, czego przyktady podaje pozwana (k.421-425, 439), nie
oznacza, ze w jej przypadku powodka nie moze powotywac sie na istnienie kolizji oznaczen Katarzyna
»,Chopin Nocturne” i ,Chopin Sonata” z jej znakami towarowymi. (vide decyzja izby odwotawczej
EUIPO k.531-538)

Stwierdzenie naruszenia praw P. S.A. do znakéw towarowych CHOPIN w sposéb okreslony
przepisami art. 9 ust. 2b rozporzadzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p, zwalnia Sad z koniecznosci
dokonywania oceny naruszenia na podstawie art. 9 ust. 2c rozporzgdzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 3
p.w.p. Nalezy jednak wskaza¢, ze aczkolwiek powddka wykazata renome swych znakéw w rozumieniu
ich szerokiej znajomosci w relatywnym kregu konsumentéw (por. wyrok z ETS z 14.09.1999 r. w
sprawie C-375/97 G. ) oraz podobienstwo do nich oznaczen Katarzyna Chopin Nocturne i
Katarzyna Chopin Sonata (por. wyrok TS UE z 10.12.2015 r. w sprawie C-603/14 E. ), to nie
przedstawita dowodéw na to, ze uzywanie przez pozwang tych oznaczen - bez uzasadnionej
przyczyny - przynosi spofce P. nienalezng korzysc lub jest szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru,
lub renomy znakéw towarowych CHOPIN. Wbrew przekonaniu powddki, negatywne skutki
bezprawnego uzywania kolizyjnych oznaczen powinny by¢ przez nig udowodnione. (art. 6 k.p.c.) Nie
mozna uznaé za wystarczajgce przedstawienia twierdzeh niepopartych dowodami. (por. wyrok ETS z
27.11.2008 r. w sprawie C-252/07 I. — jakkolwiek jego teza odnosi sie wprost do szkodliwosci dla
odrézniajgcego charakteru, to z motywow nalezy wyprowadzi¢ wniosek, ze dowodu wymaga takze
szkoda na renomie w rozumieniu image znaku towarowego). Takze teza o uzyskiwaniu przez
pozwang nienaleznych korzysci z uzywania oznaczen podobnych do renomowanych znakéw

towarowych powinna by¢ poparta dowodami odnoszgcymi sie m.in. do sposobu dziatania pozwane;j.

Z faktu naruszenia jej praw wytgcznych P. S.A. wywodzi roszczenia zakazowe (pkt 1.) oraz
stuzgce usunieciu powstatych juz negatywnych skutkow (pkt 2.-4.) Zastosowanie wzgledem spotki P.
sankcji zakazowych (na przyszto$¢) uzaleznione byto od stwierdzenia aktualnosci lub realnej grozby
naruszenia w przysztosci praw do znakéw towarowych CHOPIN. Nie bez znaczenia bylo tu udzielenie
przez Sad zabezpieczenia roszczeh. Rodzaj i zakres sankcji majgcych likwidowaé skutki naruszenia
zalezat od przedstawienia przez powddke dowodu na adekwatno$é, proporcjonalnosc i celowos$¢ ich

zastosowania w konkretnych okoliczno$ciach sprawy.
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W ocenie Sgdu zachowanie pozwanej na etapie przedsgdowym przemawia za uznaniem, ze
jej decyzja o zaprzestaniu uzywania kolizyjnych oznaczen, uzasadniona gospodarczo i realizowana w
praktyce, nie zostata podjeta wylgcznie na uzytek procesu. Spoétka P. nie tylko zlozyta obszerne
wyjasnienia dotyczgce przyczyn nabywania wina oznaczonego Katarzyna Chopin Nocturne i
Katarzyna Chopin Sonata, jego oferowania i wprowadzania do obrotu w niewielkich ilosciach w
latach 2016-2020, ale — co jest rzadkoscig w tego rodzaju sprawach — podjeta dziatania zmierzajgce
do wycofania z rynku, a nie tylko z obrotu, niestanowigcych juz jej wlasnosci towaréw. Przekonuje to
za uznaniem, ze pozwana nie bedzie korzysta¢ z kwestionowanych oznaczeh, nie istnieje zatem

realna grozba naruszenia w przysziosci praw wytgcznych powddki.

Swiadkowie M.Z. i P.P. oraz przedstawiciel spétki P.I. wiary-godnie przedstawili dziatania jakie
zostaly podjete, by zados¢uczyni¢ zadaniu powddki zaprzestania naruszen. Nie budzi watpliwosci
Sadu, ze w czasie pandemii realizacja decyzji o odbiorze z sieci handlowych kwestionowanych
towaréw mogta trwaé dtuzej niz w zwyktych warunkach i wigzata sie z wiekszymi problemami,

szczegolnie, ze odkupienie wina dotyczyto duzych sieci handlowych.

Natozenie na spotke P. - na podstawie art. 9 ust. 3 rozporzadzenia i art. art. 296 ust. 1 p.w.p. -
sankcji zakazowych uzasadnione bylo wylgcznie zajeciem dokonanym w efekcie udzielonego P. S.A.
zabezpieczenia roszczen. Jego bardzo ograniczony zakres przekonuje o prawdziwosci twierdzen
pozwanej o niewielkiej skali naruszenia oraz podjeciu staran o zados$cuczynienie roszczeniom
powodki — wycofanie z rynku i zniszczenie wina w butelkach ze spornymi oznaczeniami. Takze do
butelek wina Katarzyna Chopin Nocturne i Katarzyna Chopin Sonata oraz katalogéw odnosi sie

nakazanie pozwanej usuniecia skutkdw naruszenia — zniszczenie orzeczone na podstawie art. 286

p.W.p.

Sad oddalit powédztwo w odniesieniu do wycofania z obrotu i zniszczenia etykiet oraz wina z
oznaczeniem Katarzyna Chopin Nocturne i Katarzyna Chopin Sonata, poniewaz powddka nie
dowiodta, ze na rynku dostepne sg tego rodzaju towary stanowigce wtasnos¢ spotki P. . (a contrario

art. 286 p.w.p.)

Jako nieusprawiedliwione okolicznosciami sprawy Sad oddalit zgdania z pkt 4 pozwu.
(a contrario art. 287 ust. 2 w zw. z art. 296 ust.1* p.w.p. i w zw. z art. 130 ust. 1 zdanie drugie
rozporzgdzenia) Roszczenie podania do publicznej wiadomosci orzeczenia lub informacji o orzeczeniu
uzaleznione jest od spetnienia dwdch przestanek. Po pierwsze niezbedne jest stwierdzenie narusze-
nia prawa do znaku towarowego, po drugie zas$ wykazanie celowosci zastosowania omawianej
instytucji w realiach faktycznych sprawy. Jak trafnie przyjmuje sie w doktrynie i orzecznictwie, Srodek
ten petni zaréwno funkcje informacyjna, wychowawczg, jak i kompensacyjng, nie moze by¢ natomiast
utozsamiany z formg represji wobec przedsiebiorcy dopuszczajgcego sie naruszenia. (por. wyrok
Sadu Najwyzszego z 25.05.2012 r., | CSK 498/11)

W odnoszacym sie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyroku
z 17.05.2013 r. (I CSK 499/12) Sad Najwyzszy wskazat m.in., ze wynikajgce z tego przepisu
roszczenie i uwzgledniajgce je orzeczenie sgdu czyni zados¢ pokrzywdzonemu czynami nieuczciwej

konkurenciji, petni funkcje kompensacyjna, a takze wychowawczg i prewencyjng. Ma ono znaczenie
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dla przedsiebiorcy umozliwiajgc poinformowanie opinii publicznej (klientédw) o naruszeniu praw i

interesdw gospodarczych oraz o zakresie zastosowanych wobec sprawcy sankcji naruszenia.

W orzecznictwie i doktrynie podkre$la sie rowniez, ze orzekajgc na podstawie art. 287 ust. 2
p.w.p sad powinien kierowa¢ sie zasadg proporcjonalnosci. Przy zasgdzeniu roszczenie publikacyj-
nego nalezy kierowac sie zakresem niedozwolonych dziatann naruszyciela. Sgd powinien zwfaszcza
wzigé pod uwage, czy mialy one migjsce na terytorium catego kraju, czy tylko jego czeSci, czy
dotyczyty klienteli w cafo$ci, czy tylko jakiej$ jej czesci, czy skutki naruszenia dotknety konsumentow,
jak dtugo trwat stan naruszenia oraz jakie byty dalsze konsekwencje naruszenia, np. czy doszto do
utraty pozycji na rynku. (R. Skubisz Prawo wtfasnosci przemystowej. System Prawa Prywatnego. Tom
14B, Rozdziat L, strona 144, Nb 129)

W przekonaniu Sadu zakres naruszenia nie uzasadnia zastosowania sankcji zgdanych w pkt
4. pozwu. Spotka P. oferowata i wprowadzata do obrotu wina Katarzyna Chopin Nocturne i
Katarzyna Chopin Sonata na niewielkg skale. Jakkolwiek stan naruszenia trwat od 2016 r. do 2010
r., to nie wigzato sie ono dla powddki ani dla konsumentéw z powaznymi negatywnymi skutkami, skoro
dopiero po czterech latach P. S.A. dostrzegta obecnos$¢ na rynku wina z kolizyjnymi oznaczeniami. W
okolicznosciach sprawy kosztowna publikacja wyroku lub informacji o nim w Gazecie Wyborczej i
Rzeczpospolitej nie ma zadnego uzasadnienia. Brak takze podstaw do jego podania do publicznej
wiadomosci na stronie internetowej pod adresem (...).pl skoro pozwana od dtuzszego czasu nie
korzysta z kolizyjnych oznaczen, a wezwana do zaniechania naruszen podjeta dziatania zmierzajgce
do zaspokojenia usprawiedliwionych roszczen powddki. Na swej stronie internetowej pozwana
zamieszczata w toku procesu informacje handlowg i reklame odnoszaca sie do spornych towarow,
jednak miata ona charakter archiwalny, a zaniechanie spetnienia zadan powddki w tym zakresie
mozna uzna¢ za usprawiedliwione ogoélng sytuacjg gospodarczg i specyfikg dziatalnosci pozwanej,

ktéra nie kieruje swej oferty bezposrednio do konsumentéw.

O kosztach postepowania Sad orzekt na zasadzie art. 100 zdanie pierwsze k.p.c.
znoszac je wzajemnie. W ocenie Sgdu zakres korzystania przez spotke P. z kolizyjnych oznaczen
oraz postawa pozwanej w postepowaniu przedsgdowym i w toku procesu nie uzasadniaty zaniechania
pertraktacji ugodowych i wystgpienia z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczen, a nastepnie
z pozwem. Z wieloletniego doswiadczenia Sadu orzekania w tego rodzaju sprawach wynika, ze
ograniczenie przez powodke zgdan do tych, ktére uzasadniat zakres naruszenia oraz uwzglednienie
realiow prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w dobie pandemii z pewnos$cig doprowadzitoby do
zawarcia przez strony porozumienia bez koniecznosci angazowania srodkow w prowadzenie sporu

sgdowego.

Dla zapewnienia powddce efektywnego korzystania ze znakéw towarowych CHOPIN i z
punktu widzenia relatywnego kregu konsumentéw istotna byta obecnos¢ w sieciach handlowych wina
Katarzyna Chopin Nocturne, powddka nie uwzglednita jednak faktu, ze nie bylo juz ono wtasnoscig

pozwanej, nie mozna jej zatem zasadnie zarzuca¢ korzystania w tym zakresie z kolizyjnych oznaczeh.
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